VERTRAG UBER DICTWTER NATION ALE ZUSAMMHWARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzoichen des Anmelders oder Anwalts 
K2539 


siehe Mitteilung uber die Obersendung des intemationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Priifungsbericht (Formblatt PCT/IPEA7416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE98/00940 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
01/04/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
01/04/1997 



Internationale Patentklassification (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
C12N15/12 



Anmelder 

DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG...et al. 



1 . Dieser international vorlauf ige Prufungsbericht wurde von der mit der international vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handett es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 2 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 
gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



I 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 




Vill 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
21/10/1998 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

2 3.07.99 


Name und Postanschrift der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. (449-89) 2399-0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: (+49-89) 2399-4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

(i S 1 

Volibach, S U & */ 

Tel. Nr. (+49-89) 2399 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00940 



I. Grundtage d s Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, well sie keine Anderungen enthalten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-10 ursprungliche Fassung 

Patentanspruche, Nr.: 

1 -1 1 eingegangen am 1 2/07/1 999 mit Schreiben vom 1 6/07/1 999 

Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 

2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (ET) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 



2,4,11 
1,3,5-10 



1-11 
1-11 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00940 



2. Unteriagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 

VII. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Fetder l-VIII, Blatt2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00940 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



1. Im Folgenden wird davon ausgegangen, daB die beanspruchte Prioritat gultig ist. 
Sollte sich allerdings herausstellen, daB dieses nicht der Fall ist, werden verschieden 
Zwischendokumente, die im Recherchenbericht zitiert sind, relevanter Stand der 
Technik. 

2. GemaB Regel 5 ii) ist in der Beschreibung der zugrundeliegende Stand der 
Technik anzugeben, soweit er fur die Prufung als nutzlich angesehen wird. Die 
Anmelderin zitiert in der Beschreibung ihrer Anmeldung keineri einzigen Stand der 
Technik. 

Auch hinsichtlich des beanspruchten Anmeldegegenstandes fehlen entscheidende 
Informationen. Es wird noch nicht einmal angegeben, auf welche Art und Weise das 
Protein mit der willkurlichen Bezeichnung "FLIP" erhalten wurde, noch wurde eine DNA 
angegeben, die z.B. als Probe zum Auffinden der beanspruchten Sequenz gemaB der 
Fig. 1 benutzt wurde. Die mit der vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde kommt zu 
der Auffassung, daB diese Angabe notwendig sind, um eine abschlieBende Prufung 
hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit durchzufuhren. 

3. Dennoch soli in aller Kurze der im Recherchenbericht zitierte relevante Stand der 
Technik diskutiert werden. 

D1 (EMEST1 1 Database, Hillier et al., 1996) offenbart eine EST Sequenz, die in 313 
Basenpaaren "overlap" 100% identisch ist. Damit ist der Anspruch 3, der auch 
Fragmente umfaBt (siehe Punkt b. und a), nicht mehr neu (Artikel 33(2) PCT). 
D2 (Cell, vol.85, 1996, Muzio et al.) beschreibt, daB FLICE-induzierter Zelltod durch ein 
breites Spektrum von ICE Inhibitoren wie z.B. z-VAD-7-fmk und CrmA of poxvirus 
blockiert wird. Da der Wortlaut des Anspruch 1 keine strukturelle Limitierung aufweist 
("eine hiervon durch eine Oder mehrere Aminosauren unterschiedliche 
Aminosauresequenz aufweist" und "wobei die DNA letzterer Aminosauresequenz mit 
der DNA von Fig. 1 unter ublichen Bedingungen hybridisiert",) sondern lediglich eine 
Begrenzung uber die Funktion enthalt, enthalt der Anspruch keine ausreichende 
Abgrenzung zur Offenbarung von z.B. D2, welches auch Inhibitoren beschreibt. 
Die vage Aussage, die bekannten Inhibitoren unterscheiden sich vom beanspruchten 
Inhibitor reicht bestenfalls aus Neuheit fur das spezifische, durch die Sequenz 
definierte Protein anzuerkennen, sicher aber nicht fur die verbreiterten Sequenzen. 
Daher ist der Anspruch 1 nicht neu (Artikel 33(2) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/00940 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



4. Fur die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstande der vorliegenden Anspruche 
9-11 gewerblich anwendbar sind, enthalt der PCT keine eindeutigen Kriterien. Die 
Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Anspruche abhangen. Das EPA 
beispielsweise erkennt den Gegenstand von Anspruchen, die auf die medizinische 
Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es 
konnen jedoch Anspruche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur 
erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung 
zur Herstellung eines Arzneimittels fur eine neue medizinische Anwendung gerichtet 
sind. Im gegenwartigen Fall jedoch kann eine erfinderische Tatigkeit fur die Anspruche 
9-1 1 nicht anerkannt werden, da der Fachmann die Einsatzbereiche der Inhibitoren 
kennt. 



Formblatt PCT/Beibiatt/409 (Blatt 2) (EPA- April 1997) 



12. Juli 199 9 



Unser Zeichen: K 2539 - hu / msl 



10 



P a t ent anspriiche 

Protein, geeignet zur Inhibierung von Apoptose, wobei das 
Protein die Minosauresequenz von Fig. 1 oder eine 
hiervon durch eine oder mehrere Aminosauren 
unterschiedliche Minosauresequenz umfafit, wobei die DNA 
letzterer Aminosauresequenz mit der DNA von Fig. 1 unter 
ublichen Bedingungen hybridisiert . 

Protein nach Anspruch 1, umfassend die Aminosauresequenz 
von Fig. 2 



3. DNA, kodierend fur das Protein nach Anspruch 1, wobei die 
DNA umfaSt: 

(a) die DNA von Fig. 1 oder eine hiervon durch ein oder 
mehrere Basenpaare unterschiedliche DNA, 
15 (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA oder 

(c) eine mit der DNA von (a) oder (b) iiber den 
degenerierten genetischen Code verwandte DNA. 

4. DNA nach Anspruch 3, umfassend die Basensequenz von Fig. 
20 2 . 

5. Expressionsplasmid, umfassend die DNA nach Anspruch 3 
oder 4 . 

25 6. Trans formante, enthaltend das Expressionsplasmid nach 

Anspruch 5 . 

7. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 1 
oder 2, umfassend die Kultivierung der Transf ormante nach 

30 Anspruch 6 unter geeigneten Bedingungen. 

8. Antikorper, gerichtet gegen das Protein nach Anspruch 1 
oder 2 . 



GEANDERTES blatt 



12. 



Juli 1999 



Z 

9 . Verwendung des Proteins nach Anspruch 1 oder 2 als 
Reagens zur Inhibierung von Apoptose. 



10. Verwendung der DNA nach Anspruch 3 oder 4 als Reagens zur 
5 Diagnose und/oder Inhibierung von Apoptose. 

11. Verwendung nach Anspruch 9 oder 10, wobei die Apoptose- 
Inhibierung bei AIDS oder neurodegenerativen Erkrankungen 
erf olgt . 

10 



GEANDERTES BLATT 



